Sygn. akt XXIl GWwp 6/20

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 pazdziernika 2020 r.
Sad Okregowy w Warszawie XXII Wydziat Wtasnosci Intelektualnej

w skfadzie nastepujgcym:
Przewodniczacy sedzia SO Beata Piwowarska
Protokolant Amanda Nowek

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 wrzesnia 2020 r. w Warszawie

sprawy z powddztwa K.N.V. z siedzibg w Eindhoven

przeciwko M. spétce z ograniczong odpowiedzialnoscia z siedzibg w Warszawie

o ochrone praw do wzoréw wspdlnotowych

1. nakazuje m. spotce z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Warszawie zaniechanie
naruszania wzoru wspolnotowego o numerze 001787714-0003, poprzez zakazanie pozwanej:
produkowania, importowania, eksportowania, oferowania, wprowadzania do obrotu, reklamowania lub
skladowania w celu oferowania lub wprowadzania do obrotu na terenie Unii Europejskiej szczoteczek

elektrycznych do zebdw o wygladzie:
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, W jakiejkolwiek wersji
kolorystycznej, oferowanych obecnie przez pozwang pod nazwg handlowg ,HOFFEN” w kolorach

biatym i czarnym,;



2. nakazuje pozwanej zaniechanie naruszania wzoru wspolnotowego o numerze 001787714-0004
poprzez zakazanie jej: produkowania (wytwarzania), importowania, eksportowania, oferowania,
wprowadzania do obrotu, reklamowania lub sktadowania w celu oferowania lub wprowadzania do

obrotu na terenie Unii Europejskiej szczoteczek elektrycznych do zebdw o wyglgdzie:
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, W jakiejkolwiek wersji
kolorystycznej, oferowanych obecnie przez pozwang pod nazwg handlowg ,HOFFEN” w kolorach

biatym i czarnym,;
3. nakazuje pozwanej zniszczenie, na jej koszt, w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia sie
wyroku, bedgcych jej wkasnoscig produktow o wygladzie wskazanym w punktach 1. 2.;

4. oddala powddztwo w pozostatej czesci;

5. zasagdza od m. spdikki z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Warszawie na rzecz K. N.V. z
siedzibg w Eindhoven kwote 3.097 (trzy tysigce dziewieédziesigt siedem) ztotych tytutem zwrotu

kosztéw procesu.



Sygn. akt XXIl GWwp 6/20

UZASADNIENIE WYROKU

Postanowieniem wydanym w dniu 3 czerwca 2020 r. w sprawie sygn. akt XXIl GWo 29/20 Sad
udzielit K. N.V. z siedzibg w Eindhoven zabezpieczenia przysztych roszczen wzgledem m. spokki z
ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Warszawie m.in. przez nakazanie zajecia - na czas
trwania postepowania - stanowigcych wlasnos¢ obowigzanej produktéw o okreslonym wyglgdzie,
znajdujgcych sie w siedzibie obowigzanej i w innych miejscach ujawnionych przez komornika w toku

wykonywania czynno$ci. (k.425-427)

Zazalenie m. spotki z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Warszawie zostato
odrzucone przez Sad Okregowy w Warszawie - dotychczas nieprawomocnym - postanowieniem
wydanym w dniu 20 lipca 2020 r.

19 czerwca 2020 r., na podstawie art. 81 ust. 1 Rozporzadzenia Rady nr 6/2002 z 12 grudnia
2001 r. w sprawie wzorow wspolnotowych w zw. z art. 82 ust. 1, art. 83 ust. 1 oraz art. 89 ust. 1
rozporzgdzenia oraz art. 286 ustawy z 30 czerwca 2000 r. prawo wtasnosci przemystowej, K. N.V.

whniosta o:

I. nakazanie m. spofce z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Warszawie zaniechania
naruszania wzoru wspoélnotowego o numerze 001787714-0003 poprzez zakazanie pozwanej w
szczegoblnosci produkowania, importowania, eksportowania, oferowania, wprowadzania do obrotu,
reklamowania lub skladowania na terenie Unii Europejskiej szczoteczek elektrycznych do zebéw o
nastepujgcym ksztatcie w jakiejkolwiek wersji kolorystycznej:
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oferowanych obecnie przez pozwang pod nazwg handlowg ,HOFFEN” w nastepujgcych wersjach

kolorystycznych: biel, czern;



Il. nakazanie pozwanej zaniechania naruszania wzoru wspoélnotowego powddki 0 numerze
001787714-0004 poprzez zakazanie pozwanej w szczegodlnosci produkowania (wytwarzania),
importowania, eksportowania, oferowania, wprowadzania do obrotu, reklamowania lub sktadowania
na terenie Unii Europejskiej szczoteczek elektrycznych do zebdéw o ksztalcie przedstawionym w
punkcie I., w jakiejkolwiek wersji kolorystycznej, oferowanych obecnie przez pozwang pod nazwg

handlowg ,HOFFEN” w nastepujacych wersjach kolorystycznych: biel, czern;

lll. nakazanie pozwanej zniszczenia, w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia sie wyroku,
produktéw o ksztattach wskazanych w pkt. | i w pkt. Il pozwu, bedgcych wtasnoscig pozwanej na jej
koszt w zaktadzie zajmujgcym sie profesjonalnie utylizacjg odpadéw i doreczenia powddce (na adres
petnomocnika powddki), w terminie 7 dni od zniszczenia produktdw o ksztaltach wskazanych w pkt. | i
w pkt. Il pozwu, stosownego $wiadectwa lub innego potwierdzenia dokonania czynnosci z

odpowiednim opisem przeprowadzonych dziatan;

IV. upowaznienie powodki do dokonania zniszczenia produktéw zgodnie z zgdaniem zawartym w pkt.
Ill. na koszt pozwanej na wypadek, gdyby nie wykonata ona natozonych na nig nakazéw w terminie

wskazanym w wyroku;

V. zasgdzenie zwrotu kosztéw postepowania.

m. spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Warszawie zazgdata oddalenia

powoddztwa i zasgdzenia na jej rzecz zwrotu kosztow procesu. (k.464-576)

Sad ustalit, ze:

K. N.V. (...) jest spdtkg dominujgcg z grupy ,P.”, jednym z najwiekszych na Swiecie
producentdow elektroniki. (dowdd: wypis z rejestru handlowego k.118-147) W Polsce oficjalnym
dystrybutorem jej produktéw jest (...) spotka z 0.0. z siedzibg w Warszawie. (dowdd: wydruki ze stron
internetowych k.164-172) Jednym z produktéw znajdujgcych sie w jej asortymencie sg soniczne
szczoteczki elektryczne do zebdw z serii Sonicare, znane i popularne wsréd konsumentéw. Jednym z

jej wariantow jest szczoteczka Sonicare Diamond Clean:
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Konkurentami powodki na tym rynku sie tacy producenci szczoteczek elektrycznych, jak O., P.

i C.. (dowdd: wydruk ze strony internetowej k.183-187)

K. N.V. jest wiascicielem wzoréw wspdlnotowych zarejestrowanych w Urzedzie Unii

Europejskiej ds. Wiasnosci Intelektualnej w dniu 30 listopada 2010 r. pod numerami:

- 001787714-0003 przedstawiajgcego w siedmiu rzutach korpus szczoteczki Philips (,elektryczne

szczoteczki do zebdw i ich czesci”) o wygladzie:
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, W odniesieniu do

ktérego toczyto sie postepowanie uniewaznieniowe zakonczone oddaleniem wniosku.

- 001787714-0004 przedstawiajgcego w siedmiu rzutach szczoteczke Philips (,szczoteczki do zebdw

elektryczne”) o wygladzie:

, W odniesieniu do
ktérego toczylo sie postepowanie uniewaznieniowe zakonczone oddaleniem wniosku. (dowdd:
wydruki z bazy EUIPO k.56-80, decyzje EUIPO k.511-532)

m. spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Warszawie jest najwiekszym
polskim producentem smartfonow i telefonéw komoérkowych oferowanych pod znakami ,m. ” i ,H. ”.
Pod znakiem ,t.” oferuje ona produkty z segmentu elektroniki uzytkowej i tzw. S. . Nalezy do grupy
kapitatowej T. - jednego z najwiekszych producentéw i dystrybutoréw elektroniki uzytkowej w Polsce,

Europie Centralnej i Wschodniej, dziatajgcego od 2001 r. (dowdd: odpis z KRS k.149-162)



Pozawana jest producentem i dystrybutorem szczoteczek sonicznych ,HOFFEN”, co wynika z
informacji na opakowaniu produktu, w instrukcji obstugi i w karcie gwarancyjnej, a takze na stronach

internetowych pozwanej pod adresami (...).com.pl i (...).,eu oraz na portalu (...).com:
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Pozwana jest wskazywana jako producent i dystrybutor tych szczoteczek w informacji o produkcie

oferowanym na portalu allegro.pl:
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informacyjne k.209-234, wydruki ze stron internetowych k.235-269, fotografie k.82-116 i dowody

rzeczowe, film promocyjny k.574)

Oferowane przez pozwang szczoteczki wywotujg na zorientowanym uzytkowniku takie samo

0ogolne wrazenie jak wzory wspoélnotowe zarejestrowane na rzecz powddki. Ich podobienstwo jest

szczegolnie widoczne, gdy przeciwstawione sobie zostang w sposéb bezposredni produkty stron, w

)

= =

HOFFEN

ktérych wzory te sg zawarte:

. Wysokie podobienstwo

jest widoczne w ogdélnym oglgdzie szczoteczek i ich czesci, w szczegdlnosci masywnych korpuséw

oraz obreczy dzielgcych korpusy od smukilych nasadek z eliptyczng koncéwkg. Nie wynika ono z

ograniczenia zakresu swobody twoérczej projektanta, w szczegdlnosci z tej przyczyny, ze produkt

realizuje okreslong funkcje techniczng. Wystepuje w tych elementach wzoréw wspdinotowych i

przeciwstawianych im wzorach przemystowych zastosowanych w produktach pozwanej, ktérych



wyglad nie jest determinowany funkcjonalnie, a réwnoczesnie jest brany pod uwage przez

zorientowanego uzytkownika przy ocenie ogélnego wrazenia. (ocena normatywna)

Powyzszy stan faktyczny zostat ustalony przez Sgd na podstawie zaoferowanych przez stron
dokumentow, fotografii, nagrania filmowego, wydrukéw ze stron internetowych i dowodéw rzeczowych,
ktérych autentycznos¢ ani wartos¢ dowodowa nie byly kwestionowane. Spér stron dotyczyt okolicznosci
podlegajacych ocenie normatywnej. Przedstawiong przez pozwang opinie rzecznika patentowego Sad
potraktowat jako uzupetnienie i rozwiniecie argumentacji faktycznej i prawnej przytaczanej przez
strone (por. wyrok Sgdu Najwyzszego z 9.08.2019r., Il CSK 352/18)

Sad zwazyk:

Rozporzadzenie Rady (WE) nr 6/2002 z 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzoréw wspdlnotowych
(Dz.U.UE.L.02.3.1 z 5.01.2002 r.) stworzyto ujednolicony system nabywania prawa wylgcznego do
wzoru, jego jednolitego skutku na terytorium Unii Europejskiej i systemu ochrony. (ust. 3 art.1)
Rozporzadzenie zawiera legalng definicje, zgodnie z ktérg wzorem jest posta¢ catego produktu lub jego
czesci, wynikajgca w szczegoélnosci z cech linii konturéw, kolorystyki, ksztattu, tekstury lub materiatéw

produktu lub jego ornamentacji (art. 3a).

Zarejestrowany wzor wspolnotowy podlega ochronie w okresie 5 lat od daty zgtoszenia, o ile
spetnia on przestanki z art. 1 ust. 2b w zw. z art. 5 ust.1b i art. 6 ust. 1b. Uprawniony moze przedtuzy¢
ochrone na jeden lub wiecej okreséw piecioletnich, tgcznie do 25 lat. Powstaje w ten sposdb wytgcznosc
uzywania wzoru, obejmujgca: wytwarzanie (making) catego produktu, w ktérym wzor zostat uciele$niony
lub do ktérego zostat zastosowany, oferowanie i wprowadzenie do obrotu, przy czym oferowanie dotyczy
nie tylko sprzedazy, ale réwniez najmu, dzierzawy czy innego rodzaju przekazania produktu, majgcego
ostatecznie na celu przeniesienie prawa, uzycie produktu, ktéry obejmuje takze wystawy czy pokazy,
jesli prowadzi do =zaktdcenia normalnej ekonomicznej eksploatacji prawa wytacznego, a takze
skladowanie, interpretowane $cisle, ograniczane do dokonanego w celu oferowania produktu,

wprowadzenia go do obrotu, importu itd. (art. 19 ust.1)

Z rejestracji wzoru wynikajg takze dla uprawnionego roszczenia zakazowe wzgledem kazdej
osoby, ktéra narusza lub grozi naruszeniem prawa m.in. wytwarzajgc, wprowadzajgc do obrotu czy
przechowujgc produkty, w ktérych jest on inkorporowany. Dla oceny naruszenia (grozby naruszenia)
istotne jest ustalenie, ze wzor ucielesniony w produkcie pozwanego jest na tyle podobny do wzoru
powoda, iz nie wywotujg one na zorientowanym uzytkowniku odmiennego ogdélnego wrazenia,
uwzglednia sie przy tym swobode twdrczg. Zgodnie z art. 10, zakres ochrony obejmuje bowiem kazdy
wzor, ktory nie wywoluje u zorientowanego uzytkownika innego ogolnego wrazenia (ust.1),
uwzgledniajgc przy tym stopien swobody tworcy (ust. 2). Okreslajg go, postrzegalne zmystem wzroku,
cechy zewnetrzne wzoru ujawnione przez uprawnionego w dokumentacji ztozonej przy wniosku o
rejestracje. Dyrektywa nr 98/71/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 13.10.1998 r. w sprawie prawnej

ochrony wzoréw, w wersji angielskiej w sposéb wyrazny odnosi sie do tych wtasnie cech. (shown visibly)

Z naruszeniem mamy wiec do czynienia w kazdym przypadku identycznosci z wzorem

wspolnotowym wzoru przemystowego zawartego lub zastosowanego w kwestionowanym produkcie lub



wystepowania pomiedzy nimi réznic zaledwie w nieznaczgcych szczegétach. Przy badaniu naruszenia
prawa do wzoru, ze wzgledu na podobienstwo doh wzoru przemystowego ucieleSnionego w produkcie
pozwanego, stosuje sie te same reguty co przy ocenie indywidualnego charakteru rysunku lub modelu,
ktora opiera sie na ogélnym wrazeniu, jakie sprawiajg one na zorientowanym uzytkowniku w odniesieniu
do tego co poprzednio istniato w danej dziedzinie produktéw. Bez znaczenia jest, ze wzér obowigzanego
rézni sie od zarejestrowanego rysunku lub modelu pewng, nawet duzg liczbg szczegotdw, jesli mimo
wszystko uzytkownik uzna, iz w bezposrednim poréwnaniu, sg one do siebie podobne. Wzér bedzie miat
charakter indywidualny jedynie wéwczas, gdy ma na tyle silng zdolnos¢ odrézniajgcg go od innych, ze
bedzie mégt by¢ zindywidualizowany (uznany za odmienny) przez zorientowanego uzytkownika. (por. M.
Pozniak-Niedzielska Wzdér wspdinoty. w Ochrona znakéw towarowych, wzoréw przemystowych i

oznaczen geograficznych w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej. UPRP Warszawa 2004 s.57-59)

Zorientowanym jest uzytkownik bardziej wnikliwy, obiektywny, majgcy lepszg znajomosc¢
przedmiotu. Nie jest to sam twdrca, przecietny odbiorca ani znawca w okreslonej dziedzinie, lecz osoba,
ktora tkwi pomiedzy nimi. Niekoniecznie musi to tez by¢ uzytkownik finalny. (M. Pozniak-Niedzielska
Ochrona wzoréw przemystowych w prawie europejskim. Europejski Przeglad Sgdowy 1/2007 s.6, por.
takze wyroki Sadu Unii Europejskiej z 18.03.2010 r. w sprawie T-9/07 P. , z 22.06.2010 r. w sprawie T-
153/08 S., z 16.12.2010 r. w sprawie T-513/09 J., z 16.06.2011 r. w sprawie T-68/10 S. iz 9.09.2011 r.
w sprawie T-10/08 K.) Zgodnie z orzecznictwem dotyczgcym pojecia poinformowanego uzytkownika,
przymiot uzytkownika oznacza, ze dana osoba, niezaleznie, czy jest to uzytkownik koncowy, czy
nabywca profesjonalny, uzywa produktu, w ktdrym zawiera sie wzor, zgodnie z przeznaczeniem tego
produktu. Okreslenie poinformowany sugeruje, ze nie bedac twoércg czy ekspertem technicznym,
uzytkownik zna rézne wzory istniejace w danej branzy, posiada pewien zakres wiedzy na temat
elementow, jakie te wzory zwykle posiadaja, i w zwigzku z zainteresowaniem produktami wykazuje
stosunkowo wysoki poziom uwagi przy ich uzywaniu. Jednak nie oznacza to, ze poinformowany
uzytkownik jest w stanie dokona¢ rozroznienia wychodzgc poza doswiadczenie, jakie zgromadzit w
zwigzku z uzytkowaniem produktu miedzy aspektami wygladu produktu podyktowanymi jego funkcijg

techniczng a tymi, ktére sg dowolne.

Pojecie zorientowanego uzytkownika nalezy rozumie¢ jako posrednie miedzy pojeciem
przecietnego konsumenta z zakresu dziedziny znakéw towarowych — od ktérego nie wymaga sie
zadnej szczegdlnej wiedzy i ktéry na ogot, z powodu swej niedoskonatej pamieci, nie dokonuje
bezposredniego poréwnania kolidujgcych ze sobg znakéw — a pojeciem ,znawcy w danej dziedzinie”
uzywanym w prawie patentowym, oznaczajgcym eksperta posiadajgcego pogtebiong wiedze
techniczng. Okresla ono nie uzytkownika wykazujgcego przecietng uwage, lecz osobe szczegodlnie
uwazna, czy to z racji swojego osobistego doswiadczenia, czy posiadanej rozlegtej wiedzy w danym
sektorze. (tak: wyrok Sgdu Unii Europejskiej z 13.06.2019 r. w sprawie T-74/18 i powotane tam wyroki)

Oceniajgc indywidualny charakter wzoru sgd rozwaza na ile utrudnione jest w danej dziedzinie
przemystu tworzenie rysunkéw i modeli o charakterze indywidualnym. Zgodnie z utrwalonym
orzecznictwem, stopien swobody twoércy przy opracowaniu wzoru nalezy okresla¢ ze szczegdinym
uwzglednieniem wymagan zwigzanych z wiasciwosciami wynikajgcymi z funkcji technicznej danego

produktu lub jego czesci, a takze przepiséw prawnych majgcych zastosowanie do takiego produktu.



Ograniczenia te prowadzg do standaryzacji niektérych wiasciwosci, ktére stajg sie w ten sposob
wspolne wzorom stosowanym w danym produkcie. (tak: wyrok Sgdu Unii Europejskiej z 13.06.2019 r.
w sprawie T-74/18 i powotane tam wyroki)

Stopieh swobody tworcy jest wysoki lub bardzo wysoki, jezeli mozna wyobrazi¢ sobie rézne
konfiguracje tego samego produktu, jezeli produkt moze zosta¢ wytworzony w bardzo wielu réznych
ksztattach, kolorach iprzy wykorzystaniu bardzo wielu réznych materiatdow, jezeli opis danego
produktu jest bardzo szeroki i nie zawiera zadnego doprecyzowania co do jego rodzaju czy funkgciji, lub
tez jezeli ograniczenia o charakterze funkcjonalnym dotyczgce obecnosci pewnych podstawowych
elementéw nie mogg mieé¢ znaczgcego wptywu na ksztatt i widok ogolny produktu, jako ze moze on
przybiera¢ roznie ksztatty i by¢ przedmiotem réznych rozwigzan. (tak: wyrok Sgdu Unii Europejskiej z
13.06.2019 r. w sprawie T-74/18 i powotane tam wyroki)

Poréwnania ogdlnego podobiehAstwa przeciwstawianych sobie wzoru zarejestrowanego i wzoru
przemystowego zawartego lub zastosowanego w produkcie pozwanego dokonuje sie analizujgc wyste-
pujace miedzy nimi podobienstwa i roznice. Zorientowany uzytkownik automatycznie pomija elementy,
ktore sg typowe i wspdlne wszystkim tego rodzaju produktom, koncentrujgc sie na wtasciwosciach, ktére
sg wyrazem tworczej swobody lub odbiegajg od normy. (por takze pdzniejsze wyroki z 22.06.2010 r. w
sprawie T-153/08 S. , z 16.12.2010 r. w sprawie T-513/09 J. , z 16.06.2011 r. w sprawie T-68/10 S. , z
13.11.2012 r. w sprawach pofgczonych T-83/11 i T-84/11 A. ) Przy ocenie ogdélnego odmiennego
wrazenia chodzi o wrazenie wizualne, jakie dany wzor wywotuje jako catos¢. Podstawowe znaczenie ma
ujecie syntetyczne i catosciowe, a nie analityczne wyszukiwanie roznic. (A. Tischner, Przesfanki
zdolnosci rejestracyjnej wzoréw przemysfowych, w:. System Prawa Prywatnego, tom 14B Prawo

wilasnosci przemystowej, red. R. Skubisz, Warszawa 2012, s. 88)

Normatywna ocena ogdlnego wrazenia dokonywana jest zgodnie z regutami okreslonymi w
orzecznictwie Trybunatu Sprawiedliwo$ci i Sgdu Unii Europejskiej (m.in. wyrok Sagdu UE z 18.03.2010 r.
w sprawie T-9/07 G. ). Ocenie podobienstwa / odmiennosci ogélnego wrazenia, jakie wywotujg na
zorientowanym uzytkowniku podlegajg wzor uprawnionego i wzér zawarty lub zastosowany w produkcie
domniemanego naruszyciela, nie przeciwstawia sie natomiast produktéw stron. Sposéb, w jaki
uprawniony uzywa wzoru jest bez znaczenia dla rozstrzygniecia sporu. Jego produkt moze by¢ jednak
pomocniczo wykorzystany, jesli nie ma watpliwosci co do jego tozsamosci (obowigzany nie kwestionuje
identycznosci wzoru i ucielesniajgcego go produktu uprawnionego). Nalezy przy tym wyjasni¢, ze
poréwnanie to rézni sie od ryzyka konfuzji konsumenckiej w prawie znakéw towarowych, gdzie klient,
zachowujgcy w pamieci znak uprawnionego, myli z nim znak towarowy innego przedsiebiorcy. W
przypadku wzordéw, poréwnania — w ocenie normatywnej — dokonuje sie w sposéb bezposredni (szerzej:
L. Brancusi Wzér wspolnotowy i jego zakres ochrony. Wydawnictwo C.H.Beck 2012 s.273-360),
analizujgc wystepujgce miedzy nimi podobienstwa i réznice. (por. wyroki z 22.06.2010 r. w sprawie T-
153/08 S. , z 16.12.2010 r. w sprawie T-513/09 J., z 16.06.2011 r. w sprawie T-68/10 S. , z 9.09.2011 r.
w sprawie T-10/08 K.)

Rozstrzygniecie o naruszeniu prawa z rejestracji wzoru wspoélnotowego opierajgce sie na
wypracowanych w orzecznictwie sgdéw wspdlnotowych regutach oceny indywidualnego charakteru

wzoru, wynika zasadniczo z czteroetapowego badania, ktére polega na okresleniu:



a. sektora produktow, w ktérych wzér ma by¢ zawarty lub zastosowany,

b. zorientowanego uzytkownika tych produktéw i ich przeznaczenia, a takze, poprzez odniesienie
do tego zorientowanego uzytkownika, stopnia znajomos$ci stanu sztuki wzorniczej i stopnia uwagi
wykazywanej przy porownywaniu — bezposrednim, jesli to mozliwe — poszczegdlnych wzordw,

c. stopnia swobody tworcy przy opracowywaniu wzoru,

d. wyniku poréwnania rozpatrywanych wzoréw z uwzglednieniem wiasciwego sektora, swobody
tworcy i catosciowego wrazenia wywieranego na zorientowanym uzytkowniku przez zakwestionowany
wzor i przez kazdy wczesniejszy wzor, ktéry zostat udostepniony publicznie. (por. wyrok Sadu UE z
7.11.2013 r. w sprawie T-666/11 PUMA)

Przedstawione reguty oceny naruszenia prawa do zarejestrowanego wzoru wspélnotowego, ze
wzgledu na podobienstwo don wzoru zastosowanego lub zawartego w produkcie pozwanego
potwierdzajag motywy wyrokéw ostatnio wydanych przez sady unijne. (m.in.. wyrok Trybunat
Sprawiedliwosci Unii Europejskiej z 6.03.2019 r. w sprawie C-693/17 oraz wyroki Sadu Unii
Europejskiej z 13.12.2018 r. w sprawie T-30/18 i z 13.06.2019 r. w sprawie T-74/18)

W sprawach wzoréw wspoélnotowych sady stosujg przepisy rozporzadzenia (art. 88 ust.1), a w
kwestiach w nim nieuregulowanych ustawodawstwo krajowe, zaréwno prawo materialne (ust.2.) jak i
procesowe, odnoszace sie do krajowego wzoru przemystowego. Uznajgc, ze pozwany naruszyt lub ze z
jego strony istnieje grozba naruszenia praw do wzoru wspoélnotowego sad stosuje, jesli nie stojg temu na
przeszkodzie wazne powody, nastepujgce srodki:

a. zakaz kontynuowania dziatan, ktére naruszajg lub grozg naruszeniem wzoru,

b. zajecie podrobionych produktow;

C. zajecie materiatdw i narzedzi wykorzystanych w przewazajgcej mierze do wytworzenia podrobionych
produktow, jezeli ich wiasciciel wiedziat do jakich celdéw byty uzyte lub w danych okolicznosciach byto to
oczywiste,

d. wszelkie s$rodki pozwalajgce na natozenie innych sankcji, adekwatnych do okolicznosci,
przewidzianych przepisami prawa krajowego, w tym réwniez prawa prywatnego miedzynarodowego
panstwa czionkowskiego, w ktérym naruszenie miato miejsce lub istnieje jego grozba. (art. 89 ust.1) Sad
podejmuje tez niezbedne decyzje zapewniajgce przestrzeganie tych $Srodkéw, zgodnie z prawem
krajowym. (art. 89 ust. 2) Odnosi sie to do przepiséw art. 287 w zw. z art. 292 ustawy z 30 czerwca 2000
r. Prawo wiasnosci przemystowej, zgodnie z ktérym:

- uprawniony, ktérego wzor przemystowy zostat naruszony, lub osoba, ktorej ustawa na to zezwala,
moze zada¢ od naruszajgcego wzor zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych
korzysci, a w razie zawinionego naruszenia rowniez naprawienia wyrzadzonej szkody (ust. 1),

- sad, rozstrzygajac o naruszeniu wzoru przemystowego, moze orzec, na wniosek uprawnionego, o
podaniu do publicznej wiadomosci czesci albo catosci orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposéb i
w zakresie okreslonym przez sad (ust. 2),

a takze do art. 286 p.w.p., zgodnie z ktérym sad, rozstrzygajgc o naruszeniu prawa, moze orzec, na
wniosek uprawnionego, o bedacych wiasnoscig naruszajgcego bezprawnie wytworzonych lub
oznaczonych wytworach oraz srodkach i materiatach, ktére zostalty uzyte do ich wytworzenia lub

oznaczenia. W szczegodlnosci sgd moze orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na



poczet zasgdzonej na jego rzecz sumy pienieznej albo zniszczeniu. Orzekajac, sad uwzglednia wage

naruszenia oraz interesy oséb trzecich.

K. N.V. jest uprawniona do wylgcznego uzywania na terytorium Unii Europejskiej wzoréw
wspolnotowych zarejestrowanych w EUIPO pod numerami 1787714-0003 i 1787714-0004. Poniewaz
nie byto sporne, ze zostaty one zastosowane w szczoteczkach Sonicare DiamondClean, takze do
tego produktu (i jego czesci) odnosi sie ocena ogdlnego wrazenia jakie wzory wspdlnotowe
zarejestrowane na rzecz powddki i wzory przemystowe zastosowane w produktach wytwarzanych i

dystrybuowanych przez spotke m. sprawiajg na zorientowanym uzytkowniku.

Wzory przedstawiajg - odpowiednio - korpus szczoteczki elektrycznej i szczoteczke
elektryczng, ktorych wyglad jest niewatpliwie determinowany funkcjg techniczng. Korpus musi mie¢
wielko$¢ i proporcje dostosowane do ksztaltu ludzkiej dtoni i sposobu chwytania szczoteczki
umozliwiajgcego mycie zebow. Jego spdd jest Sciety poziomo, by umozliwi¢ posadowienie szczoteczki
na podstawie (baza zasilajgca). Szczyt jest potgczony bolcem z nasadkg szczoteczki, ktdra podlega
wymianie w trakcie uzytkowania urzadzenia. Przycisk znajduje sie w punkcie centralnym, umozliwiajgc
uzytkownikowi swobodne wigczanie i wytgczanie zasilania. Wymogi zwigzane ze sposobem
uzytkowania urzadzenia z pewnoscig wptywajg na jego wyglad, jednak nie determinujg go w catosci

ani nie ograniczajg nadmiernie swobody twoérczej projektanta tego rodzaju wzoréw.

Skoro pozwana nie zdecydowata sie na wystgpienie z pozwem wzajemnym (ani z wnioskiem
do EUIPO) o uniewaznienie wzorow wspolnotowych zarejestrowanych pod numerami 1787714-0003 i
1787714-0004, nie moze w postepowaniu skutecznie podnosi¢ zarzutdw braku nowosci,
indywidualnego charakteru, czy wylgcznej funkcjonalnosci. Rozstrzygajac o naruszeniu Sgd zwigzany
jest domniemaniem waznosci zarejestrowanych wzoréw wspolnotowych wynikajgcym z art. 85
rozporzgdzenia, nie bada wiec, czy wzory te sg nowe, cechujg sie indywidualnym charakterem, a ich
wyglad nie wynika wytgcznie z funkcji technicznej. (por. art. 25 rozporzadzenia) Kwestia ta byta
zresztg przedmiotem postepowan prowadzonych przez Urzad z ostatecznie oddalonych wnioskéw H.
GmbH.

Sad pragnie wskazac¢, ze przy ocenie podobienstwa nie jest zwigzany stanowiskiem Urzedu
Unii Europejskiej ds. Wtasnosci Intelektualnej przedstawionym w jednostkowych decyzjach,
odnoszgcych sie do kolizji wzoréw. Nalezy takze wyjasni¢, ze przedmiotu ochrony prawa do wzoru
przemystowego (wspolnotowego) nie stanowi sposob dziatania ani witasciwosci techniczne

urzadzenia, a jedynie jego wyglad przedstawiony w swiadectwie rejestracji.

Ocena podobienstwa powinna by¢ dokonywana w odniesieniu do szczoteczek elektrycznych,
dla takich bowiem produktéw wzory zostaly zgtoszone (klasa 28.03 klasyfikacji lokarnenskiej).
Wskazanie, zgodnie z art. 36 ust. 3d rozporzgdzenia, ma charakter administracyjny w tym znaczeniu,
ze nie ogranicza zakresu ochrony wzoru do okreslonego produktu, jest natomiast brane pod uwage
przy ocenie nowosci, indywidualnego charakteru i funkcjonalnosci w sporach o uniewaznienie i o

naruszenie.

Wzory wspoélnotowe nr 1787714-0003 i nr 1787714-0004 zostaty przedstawione w postaci

rysunku technicznego obrazujgcego ksztatt produktu (lub jego korpusu), proporcje i uktad linii. Te



cechy wzoréw pordéwnuje sie z wzorami przemystowymi zastosowanymi w produktach pozwanej,
odpowiednio do przedmiotu rejestracji. Bez znaczenia dla oceny podobienstwa jest natomiast:
materiat z jakiego szczoteczki HOFFEN zostaty wykonane, ich kolorystyka, wymiary, dodatkowe
elementy funkcjonalne lub zdobnicze (np. pod$wietlane symbole funkcji szczoteczki, baza zasilajgca),
a takze znaki towarowe lub inne oznaczenia.

Wzor wspolnotowy nr 1787714-0003 przedstawia korpus szczoteczki:

Maly stozek na Przejscie z podstawowego geometrycznego
pierscieniu o duiej przekroju czterokatnego o zackraglonych
srednicy krawedziach do przekroju mniejszego
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Przednia, lewa i prawa \
strona sg proste

Jej uchwyt jest masywny u dotu, wysmukla sie ku gérze z czworokatnego przekroju poprzecznego o
zaokrgglonych krawedziach w walcowaty przekrdj cylindryczny, by tagodnie przejs¢ w koncéwke
stuzacg mocowaniu nasadki. Przycisk jest okragty, zagtebiony, umiejscowiony w goérnej czesci
przedniej strony korpusu szczoteczki. W gornej czesci (ku nasadce z obrecza), z tylu, korpus jest

nieznacznie zakrzywiony (pochylony).

Wzoér wspolnotowy nr 1787714-0004 skiada sie z tozsamego korpusu oraz wyprofilowanej

koncowki potgczonej z korpusem szczoteczki w sposéb tagodny, zwezajacy sie od nasady ku gorze.

Lagodne przejscie z korpusu
szczoteczki do jej koncowki

Jako elementy determinowane funkcjg techniczng z oceny podobienstwa sg wytgczone:
- we wzorze nr 1787714-0003: podiuzny (ergonomiczny) ksztatt korpusu, umieszczenie na nim
przycisku stuzgcego wigczaniu/wytgczaniu zasilania, zakrzywienie w gornej czesci korpusu, bolec
stuzgcy fgczeniu z nasadkg szczoteczki, ptaski spdd stabilizujgcy korpus na bazie zasilajgcej, tgczenie
korpusu z bazg zasilajgca,
- we wzorze nr 1787714-0004: podituzny (ergonomiczny) ksztatt korpusu, umieszczenie na nim

przycisku stuzacego wigczaniu/wylgczaniu zasilania, zakrzywienie w goérnej czesci korpusu,



potaczenie z nasadkg szczoteczki, ptaski spdd stabilizujgcy korpus na bazie zasilajgcej, tgczenie

korpusu z bazg zasilajgca,

Elementami, ktoérych wyglad mogt by¢ dowolnie zaprojektowany sa:
- we wzorze nr 1787714-0003: proste linie ksztattu korpusu, jego bryla, sposéb tgczenia korpusu i
nasadki (obrecz).
- we wzorze nr 1787714-0004: proste linie ksztattu korpusu, jego bryta, sposéb tgczenia korpusu i

nasadki (obrecz), zawezona nasadka ze szczoteczkg o drobnym, eliptycznym ksztatcie.

Te wiasnie cechy, szczegdlnie uktad linii nadajgcy korpusowi masywny ksztatt, zwracajg
uwage zorientowanego uzytkownika, ktérym jest w tym przypadku kazda osoba uzywajgca do higieny
jamy ustnej szczoteczek elektrycznych. R6zni sie on od wzoréw tego rodzaju produktéw obecnych na
rynku. Produkty pozwanej majg wysoce podobny ksztalt, podstawe wpisang w prostokat o
zaokraglonych rogach i wyoblenie (przekréj walcowaty) ku gérze szczoteczki, ktérej korpus od nasadki
oddziela obrecz. Stosunkowo drobna (waska) nasadka, zakonczona eliptyczng gtowka szczoteczki
kontrastuje z jej masywnym korpusem. Dtugosc¢ korpusu i nasadki we wzorach pozwanej odpowiada
ich diugosciom w zarejestrowanych wzorach wspdélnotowych. Cechy te, dominujgce ogélne wrazenie
zorientowanego uzytkownika, cho¢ mieszczgce sie w zakresie swobody projektanta, powielajg wzory

przemystowe zastosowane w produktach pozwane;j.

Wywotywanego przez nie wrazenia podobienstwa nie sg w stanie wyeliminowaé stosunkowo
drobne lub nieistotne réznice:
- ksztatt i wielko$¢ przycisku, ktére to cechy uzytkownik uzna za funkcjonalne, wigksza ptaszczyzna i
prostokatny ksztatt utatwiajg bowiem witgczanie/wytgczanie zasilania
- ksztatt i uktad wtosia umieszczonego na koncéwce szczoteczki, ktore to cechy uzytkownik uzna za
stuzgce efektywniejszemu szczotkowaniu zebdw, sg to réznice typowe dla tych produktow
- podstawy korpusow oraz ich potgczenie z nasadkami, ktére to cechy uzytkownik uzna za determino-

wane tym jakie rozwigzanie techniczne przyjeto do zasilania szczoteczek i uruchamiania ich kohcowki.

Roéznica w postaci szerszej (we wzorach powddki) lub wezszej (we wzorach pozwanej) obreczy
oddzielajgcej korpus od nasadki nie jest w stanie zdominowa¢ wyglgdu produktéw, by zorientowany
uzytkownik uznat przeciwstawione sobie wzory za niepodobne do siebie. Znak towarowy HOFFEN i
oznaczenia (stowne, graficzne, podswietlenie) naniesione na produkty pozwanej nie mogg stanowic

podstawy do uznania, ze spotka m. nie narusza praw K. N.V. z rejestracji wzoréw wspdlnotowych.

Sad nie podziela zarzutéw stawianych przez pozwang, ktéra — wbrew zasadom
wypracowanym w orzecznictwie do oceny podobienstwa wzoréw — stara sie wytgczyé z zakresu
ochrony cechy nalezgce do domeny publicznej odnoszac je do réznych wzoréw. Nie ulega watpliwosci
Sadu, ze na ochrone zastuguje takze wzor, ktéry stanowi kompilacje elementéw wczesniej znanych ze
stanu wzornictwa. Tam za$, gdzie pozwana twierdzi, ze przed dniem 3 grudnia 2010 r. znane byty
wzory identyczne lub podobne do zarejestrowanych na rzecz powddki, niweczgce ich nowos¢ lub
indywidualny charakter, powinna byta wystgpi¢é o stwierdzenie niewaznosci. Sad, zwigzany
domniemaniem, nie jest wtadny tego oceniaé w tym postepowaniu. Takze proste ksztatty i brak

wyrazistej ornamentacji nie pozbawiajg wzoréw indywidualnego charakteru.



Ogodlne wrazenie zorientowanego uzytkownika determinuje prosty ksztatt szczoteczki, bez
wyztobien, ornamentacji, kontrastow kolorystycznych. W korpusie wyrdznia sie tylko wylgcznik i
odciecie od nasadki z bolcem. Ksztalt wylgcznika, drobne réznice w uktadzie linii widoczne dopiero
przy bardzo doktadnym, szczegétowym poréwnaniu, nie mogg spowodowaé, ze wzory przemystowe
zastosowane w szczoteczkach pozwanej zostang uznane za wywotujgce odmienne wrazenie niz
wzory uprawnionej. Tak wysokiego stopnia podobienstwa z pewnoscig nie uzasadniajg ograniczenia

swobody tworcze;j.

Swoboda twércza projektanta wzoréw urzgdzen technicznych stanowi okoliczno$é wymagaija-
ca, jak chodzi o funkcjonalno$¢, wiadomosci specjalnych. W razie sporu stron, ta z nich, ktéra twierdzi
0 ograniczeniu mozliwosci projektowania (tu takze: ,nasycenie stanu sztuki”’) powinna zawnioskowac
dowdd z opinii biegtego specjalisty w dziedzinie projektowania tego rodzaju wzoréw. Nieudowodnienie
przez zainteresowang strone jej twierdzen podlega ocenie zgodnie z zasadg rozktadu ciezaru dowodu
— art. 6 k.c. Stosownie do art. 3 i art. 232 k.p.c. kazda ze stron procesu zobowigzana jest dawac
wyjasnienia co do okolicznosci sprawy zgodnie z prawdg i przedstawiaé dowody. Ewentualne ujemne
skutki nieprzedstawienia dowodu obcigzajg te strone, ktéra nie dopetnita cigzgcego na niej obowigzku.
(wyrok Sadu Najwyzszego z 15.07.1999 r., | CKN 415/99). Samo twierdzenie (nawet po wielokro¢ i z
przekonaniem powtarzane) nie jest dowodem, a twierdzenie dotyczace istotnej dla sprawy
okolicznosci (art. 227 k.p.c.) powinno by¢ udowodnione przez strone je zgtaszajgca. (art. 232 k.p.c. i
art. 6 k.p.c.) (wyrok Sadu Najwyzszego z 22.11.2001 r., | PKN 660/00 Wokanda 2002/7-8/44)

W ocenie Sadu zakres swobody tworczej projektanta tego rodzaju produktéow jest w pewnym
stopniu ograniczony wzgledami funkcjonalnymi, jest jednak mozliwe zaprojektowanie szczoteczek,
ktérych korpus bedzie miat ksztait i proporcje odmienne niz we wzorach powdédki. Przekonujg o tym
liczne przyktady przedstawione w pozwie:
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Sad uznat za stuszny zarzut powédki, ze z punktu widzenia zorientowanego uzytkownika,
ktérym jest w tym przypadku osoba zwykle uzywajgca tego rodzaju urzadzen do higieny jamy ustnej
wzory przemystowe zawarte w szczoteczkach HOFFEN sg podobne do wzoréw wspdélnotowych
zarejestrowanych na rzecz K. N.V. Uzywanie przez pozwang kolizyjnych wzoréw przemystowych
elektrycznych szczoteczek do zebdw uzasadnia uznanie, ze spdtka m. narusza prawa wytgczne K.
N.V. w sposdb okreslony w art. 10 rozporzadzenia. Powddce stuzg zatem roszczenia o zastosowanie
adekwatnych do dziatania pozwanej sankcji zakazowych i usuniecie skutkbw naruszenia, stosownie
do przepiséw art. 88 ust.1 rozporzadzenia oraz art. 286 p.w.p. w zw. z art. 88 ust. 2 rozporzadzenia.
Sad nie znajduje natomiast podstaw do uznania racji pozwanej, jak chodzi o brak podobienstwa
przeciwstawianych sobie wzoréw, implikujgcego stwierdzenie nienaruszania przez spotke m. praw K.
N.V.

Uznajgc zasadno$¢ zarzutu naruszenia przez pozwang jej praw wytgcznych i wynikajgcych
stgd roszczen K. N.V. Sad miat pewne zastrzezenia do sposobu sformutowania powddztwa.
Wystepujgc na droge sgdowg w sprawach o naruszenie praw wiasnosci przemystowej nalezy
sformutowac roszczenia w sposob konkretny, niebudzacy watpliwosci interpretacyjnych i nadajacy sie
do egzekucji. Z zgdanych nakazow i zakazéw musi jasno wynikac tres¢ obowigzkow jakie majg zostac
natozone na pozwanego. Powinny one odpowiada¢ sposobowi jego dziatania stanowigcego
naruszenie i miesci¢ sie w granicach wyznaczonych powotanymi przepisami. (por. wyrok Sadu
Najwyzszego z 2.06.2011 r., | CSK 581/10) Sad jest przy tym uprawniony do sformutowania sankgc;ji
naruszenia w sposdb odmienny od tresci powddztwa, o ile miesci sie ono w granicach wyznaczonych
w art. 321 k.p.c.,, a dziatanie na korzy$¢ jednej tylko ze stron, w dodatku zastepowanej przez

profesjonalnego petnomocnika nie jest sprzeczne z zasadg rGwnowagi procesowe;j stron.
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Pozew wniesiony przez K. N.V. zawierat sankcje naruszenia, ktérych zastosowanie nie
znajduje uzasadnienie w powotanych wyzej przepisach, a takze szereg nie-dopuszczalnych
uogolnien. Zmiany tresci (odmiennego sformutowania sentencji wyroku w poréwnaniu z trescig
powddztwa) i ograniczenia w nalozonych na spétke M. nakazéw i zakazéw uzasadnialy

czesciowe oddalenie powodztwa co do wysokosci:

W roszczeniach z pkt 1. i 2. uzyto okreslenia ,zaniechania naruszania”, ktére jest niedookreslone,
przedstawione dalej formy korzystania ze wzoru wspolnotowego nr 001787714-0003 zostaty wiec
ograniczone do wskazanych w pozwie, z pominieciem okreslenia ,w szczegodlnosci”’; dodatkowo zakaz
skladowania ograniczono stosownie do przepisu art. 19 ust. 1 rozporzgdzenia; sformutowanie
.Szczoteczek elektrycznych do zebdéw o nastepujacym ksztalcie” zastgpiono bardziej poprawnym

jezykowo: ,szczoteczek elektrycznych do zebdw o wygladzie przedstawionym na fotografiach”

W roszczeniu z pkt 3. oddalono nieznajdujgce oparcia w powotanych przepisach zgdanie okreslonego
sposobu usuniecia skutkébw naruszenia - zniszczenia w zakfadzie zajmujgcym sie profesjonalnie
utylizacjg odpadow i doreczenia powddce, w terminie 7 dni stosownego Swiadectwa lub innego

potwierdzenia dokonania czynnosci z odpowiednim opisem przeprowadzonych dziatan.

Oddaleniu z braku podstawy prawnej na obecnym etapie postepowania (a contrario art. 1049 § 1
k.p.c. — por wyroki Sadu Apelacyjnego w Warszawie z 7.03.2013 r., sygn. akt | ACa 1096/12, z
4.12.2013 r., sygn. akt | ACa 661/13) podlegato ponadto roszczenie z pkt 4.

O kosztach postepowania Sad orzekt na zasadzie art. 100 zdanie drugie k.p.c.
obciazajac nimi w calosci pozwana, poniewaz powoédka ulegta zaledwie nieznacznej czesci
swego roszczenia. Do niezbednych kosztéw procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza
sie wynagrodzenie, jednak nie wyzsze niz stawki optat okreslone w odrebnych przepisach i wydatki
jednego adwokata, koszty sgdowe oraz koszty nakazanego przez sad osobistego stawiennictwa
strony. (§ 3 art. 98 k.p.c.)

W sprawach wszczetych w 2020 r. optaty okre$la rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwo$ci z
22.10.2015 r. w sprawie opfat za czynnosci adwokackie. Zasgdzajagc optate sad bierze pod uwage
niezbedny nakfad pracy, a takze charakter sprawy i wktad pracy adwokata w przyczynienie sie do jej
wyjasnienia i rozstrzygniecia. (§ 2 ust.1.) Podstawe stanowig okreslone w rozdziatach 3-5 stawki
minimalne. Optata nie moze by¢ wyzsza od szeSciokrotnej stawki minimalnej (§ 2 ust.2.), ktérej
wysoko$¢ zalezy od warto$ci przedmiotu sprawy lub jej rodzaju. (§ 4 ust.1.) W sprawie o naruszenie

praw ochronnych i praw z rejestracji wynagrodzenie wynosi 1680 zt. (§ 8 ust. 1 pkt 19)

Ze wzgledu na charakter sprawy, jej wage, stopien skomplikowania i czas trwania
postepowania, Sad uznal, ze adekwatne do naktadu pracy petnomocnika powddki wykonujgcego
zawod adwokata jest wynagrodzenie w minimalnej wysokosci (1.680+17 zt optaty skarbowej od

petnomocnictwa).



